BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 19 W (pat) 33/17
Entscheidungsdatum: 12. Juni 2018

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Verdffentlichung vorgesehen: ja
Normen: PatG § 39 Abs. 1 Satz1und 2, 8 123 Abs. 1 Satz 1
Abstandsberechnung

1. Wahrend der Anhéngigkeit der Patenanmeldung in der Beschwerdeinstanz ist die
Erklarung der Teilung der Anmeldung ausschlief3lich gegentuber dem Bundespatentgericht
abzugeben. Dies gilt auch fir eine Teilung, die nach Erlass eines Beschlusses Uber die
Beschwerde innerhalb der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde erklart wird. In
diesem Fall bleibt das Bundespatentgericht fur die Entscheidung Uber die Wirksamkeit der
Teilungserklarung und — bei wirksamer Teilungserklarung — fir die sachliche
Entscheidung Uber die daraus entstandene Teilanmeldung zustandig (insoweit abw. von
BPatG, Beschluss vom 18. November 2004 — 20 W (pat) 46/04, BPatGE 47, 271 -
Entwicklungsvorrichtung und Beschluss vom 1. Februar 2017 — 20 W (pat) 7/16,
BIPMZ 2017, 334 — Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerat).

2. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe einer Teilungserklarung nach
839 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG ist nicht statthaft, da diese Vorschrift flr die Teilung der
Anmeldung keine — auch keine inharente — Frist im Sinn des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG
enthélt. Notwendige materiell-rechtliche Voraussetzung fur die Teilung einer
Patentanmeldung ist deren rechtliche Existenz, also deren im Erklarungszeitpunkt noch
andauernde Anhangigkeit.
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19 W (pat) 33/17 Verkiindet am
12. Juni 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 49 662.9

hier: wegen Teilungserkldrung

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Phys. Dr. Haupt
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beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die am 10. November 2017 gegen-
Uber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegebene
Erklarung der Teilung der Patentanmeldung 103 49 662.9

unwirksam ist.

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in vorigen Stand zur Ab-

gabe der Teilungserklarung wird als unzulassig verworfen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt — Prifungsstelle fur Klasse G 01 S — hat
die am 24. Oktober 2003 eingereichte Anmeldung 103 49 662.9 mit der Bezeich-
nung ,Verfahren und System zur Abstandsberechnung“ durch Beschluss vom

28. November 2013 zurlckgewiesen.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin hat der Senat mit Be-
schluss vom 21. August 2017 zuriickgewiesen. Auf dem Empfangsbekenntnis
Uber die Zustellung (ZPO § 174) ist der Empfang des Beschlusses von den Ver-
tretern der Anmelderin mit Datum 11. Oktober 2017 vermerkt.

Mit am 10. November 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (i. W. DPMA)
eingegangenem Antrag vom selben Tag hat die Anmelderin die Teilung der Pa-
tentanmeldung 103 49 662.9 erklart und Unterlagen flr die Teilanmeldung einge-

reicht. Das DPMA hat die Teilungserklarung mit den Unterlagen auf elektroni-



schem Weg per File-Transfer am 16. November 2017 an das Bundespatentgericht
(i. W. BPatG) Ubermittelt.

Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 30. November 2017 darauf hingewie-
sen, dass er die Teilungserklarung vom 10. November 2017 nach 8§ 39 Abs. 1
PatG fur unwirksam erachte, da sie nicht gegentber dem zur fraglichen Zeit zu-

standigen BPatG abgeben worden sei.

Mit Eingaben jeweils vom 12. Januar 2018 hat die Anmelderin Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand beantragt mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Teilungserkla-
rung anzuerkennen und erneut die Teilung der Anmeldung 103 49 662.9 erklart.
Sie begrindet dies damit, dass die Zustellung der Teilungserklarung ohne ihr Ver-
schulden nicht bis zum 13. November 2017 an das zustdndige BPatG zugestellt
worden sei und fiihrt dies — unter Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen

— im Einzelnen néher aus.

Der Senat hat mit Hinweis vom 26. Januar 2018 die beantragte Wiedereinsetzung
als nicht statthaft gertigt, da es an einer dem Patentamt oder dem Patentgericht
gegenuber einzuhaltenden Frist im Sinn des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG fehle.

Die Anmelderin ist dem entgegengetreten und beantragt,

die Wirksamkeit der Teilungserklarung vom 10. November 2017

festzustellen und die Teilanmeldung an das DPMA zu verweisen,

hilfsweise,

die beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur Abgabe der Tei-

lungserklarung zu gewéhren und die Teilanmeldung an das DPMA

ZU verweisen,



sowie auf3erdem die Rechtsbeschwerde zuzulassen,

fur den Fall, dass der Hauptantrag abgelehnt wird, zu der Rechts-
frage, ob die Teilungserklarung im Fall der Abgabe der Erklarung
nach Erlass des Beschwerdebeschlusses innerhalb der Rechtsbe-
schwerdefrist rechtswirksam — auch — gegentber dem DPMA ab-
geben werden kann (offengelassen in BGH, Beschluss vom
30.09.2002 — X ZB 18/01 — Sammelhefter),

sowie

fur den Fall, dass auch der Hilfsantrag abgelehnt wird, zu der
Rechtsfrage, ob die Abgabe einer Teilungserklarung gemaf § 39
Abs. 1 PatG einer Frist gemal 8 123 Abs. 1 PatG unterworfen ist,
deren Versdumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechts-

nachteil zur Folge hat.

Zur Begrundung fuhrt sie im Wesentlichen aus, dass die am 10. November 2017
gegenuber dem DPMA erklarte Teilung wirksam sei. In Fallen, in denen das
BPatG die Beschwerde der Anmelderin bereits vollumfanglich zuriickgewiesen
habe, misse das DPMA zumindest auch fir den Empfang der Teilungserklarung
zustandig sein. Denn das Verfahren vor dem BPatG sei durch die abschlie3ende
Zurickweisung der Beschwerde abgeschlossen und dem BPatG die Sachent-
scheidung entzogen. So vertrete auch das BPatG die Auffassung, dass in einem
solchen Fall eine Bearbeitung der Teilung durch die Prufungsstelle des DPMA zu
erfolgen habe, weil es an einem vorangehenden Beschluss der Prufungsstelle feh-
le, Uber die das BPatG zur Entscheidung berufen sein kdnnte (BPatG, Beschluss
vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04, BPatGE 48, 271 - Entwick-
lungsvorrichtung; BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 — 20 W (pat) 7/16,
BIPMZ 2017, 334 — Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerét).



Auch aus dem allgemeinen Verfahrensgrundsatz, dass eine Verfahrenshandlung
bzw. -erklarung dort eingereicht werden musse, wo das Verfahren anhangig sei,
ergebe sich keine ausschliel3liche Zustandigkeit des BPatG zur Entgegennahme
der Teilungserklarung. Nach dem gesetzlichen Leitbild des im Patentgesetz im
,Dritter Abschnitt Verfahren vor dem Patentamt” verorteten § 39 PatG sei die Tei-
lungserklarung an das DPMA zu richten. Im Ubrigen sei die Teilungserklarung kei-
ne reine Verfahrenserklarung, sondern habe auch materielle Bedeutung, die sie

auch entfalte, wenn sie gegeniber dem DPMA abgegeben werde.

Aus verfassungsrechtlichen Griinden, ihrem Recht aus Art. 19 Abs. 4 GG und ih-
rem Anspruch auf eine willkirrfreie Entscheidung, musse sich der Anmelder darauf
verlassen kénnen, dass das nach dem Gesetz originar zustandige DPMA in jeder
Verfahrenssituation — zumindest auch — fr die Entgegennahme der Teilungserkla-

rung zustandig sei.

Zur Frage der Wiedereinsetzung tragt sie vor, dass die nach § 39 Abs. 1 Satz 1
PatG fur die Teilung mal3gebliche Anhangigkeit der Anmeldung einen Zeitraum
definiere, der inharent eine Frist im Rechtssinn enthalte, da der Zeitraum stets mit
dem Anmeldetag beginne und zu jedem Zeitpunkt des Anmeldeverfahrens ein
exakter Zeitpunkt fur das Ende der Anhéangigkeit, mithin ein Fristende, bestimmt
werden konne, etwa anhand des Endes der Beschwerde- oder Rechtsbheschwer-
defrist, des Ablaufs der jeweils ndchsten Jahresgebihrenfrist oder des Ablaufs der
7-Jahresfrist des § 44 PatG.

Sie macht verfassungsrechtliche Bedenken geltend, da die Ablehnung der Wie-
dereinsetzung den Zugang zu einer Sachentscheidung tber die erklarte Teilung in

einer sachlich nicht gerechtfertigten Art und Weise beschranken wirde.

Die Rechtsprechung des BPatG wirde § 123 PatG rechtsirrig anwenden, wenn sie
einen direkten Zusammenhang der Versaumung der einzuhaltenden Frist und den

damit verbundenen Rechtsnachteil herstelle. Vielmehr sei die Bestimmung so



auszulegen, dass irgendeine versaumte Frist nach gesetzlicher Vorschrift irgend-
einen Rechtsnachteil zur Folge habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen

und verwiesen.

1. Es war festzustellen, dass die am 10. November 2017 beim DPMA einge-
gangene Erklarung der Teilung der Patentanmeldung 103 49 662.9 unwirksam ist,
weil sie nicht gegentber dem BPatG als dem zu diesem Zeitpunkt ausschlief3lich
zustandigen Adressaten der Teilungserklarung nach 8§ 39 Abs.1 Satz 1l und 2
PatG abgegeben worden ist.

Nach ganz Gberwiegender Auffassung in der Rechtsprechung und Literatur ist die
Erklarung der Teilung der Anmeldung nach § 39 PatG als eine Verfahrenserkla-
rung gegenuber der Stelle abzugeben, bei der die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt
anhangig ist. Ist die Anmeldung in der Beschwerdeinstanz beim BPatG anhangig,
ist demgemald die Teilung gegenuber dem BPatG zu erklaren (vgl. BGH, Be-
schluss vom 30. September 2002 — X ZB 18/01, ziff. Il. 1. c), GRUR 2003, 47
— Sammelhefter, offengelassen aber, ob es der Wirksamkeit der Teilungserklarung
entgegensteht, wenn sie ausschlie3lich an das Patentamt gerichtet wird; BPatG,
Beschluss vom 6. Februar 1975 — 18 W (pat) 64/74, BPatGE 17, 33; BPatG, Be-
schluss vom 17. November 2005 — 10 W (pat) 1/03; BPatG, Beschluss vom
18. November 2004 — 20 W (pat) 46/04, BPatGE 48, 271 — Entwicklungsvorrich-
tung; BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2014 — 7 W (pat) 38/14; BPatG, Be-
schluss vom 1. Februar 2017 - 18 W (pat) 67/14; BPatG, Beschluss vom
1. Februar 2017 — 20 W (pat) 7/16, BIPMZ 2017, 334 — Fahrzeugdatenaufzeich-
nungsgerat; s. auch Schulte/Moufang, PatG, 10.Aufl., 8 39 Rdn. 25; Bus-
se/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl.,, 8 39 Rdn. 14; a. A. Benkard/Schéfers, PatG,



11. Aufl.,, 839 Rdn. 18 ff (18l), der fur eine grundsatzliche Zustandigkeit des
DPMA fiur die Entgegennahme der Teilungserklarung und die Prifung der Teilan-

meldung pladiert.).

Zum Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklarung beim DPMA am
10. November 2017 war die Anmeldung noch beim BPatG anhangig. Die Anh&n-
gigkeit des Erteilungsbeschwerdeverfahrens beim BPatG und damit die Anhangig-
keit der Anmeldung hat, nachdem eine Rechtsbeschwerde nicht eingelegt worden
ist, erst am Montag, den 13. November 2017, mit Ablauf der ab Zustellung des
Beschwerdebeschlusses am 11. Oktober 2017 in Lauf gesetzten einmonatigen
Rechtsbeschwerdefrist geendet (8 102 Abs. 1 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m.
§ 222 Abs. 1 und 2 ZPO und 88 187, 188 Abs. 2 BGB). Mit dem Eingang der vom
DPMA elektronisch weitergeleiteten Teilungserklarung beim BPatG am
16. November 2017 konnte die Erklarung keine Wirksamkeit mehr erlangen, da zu
diesem Zeitpunkt die Anmeldung infolge Ablaufs der Rechtsbeschwerdefrist be-
reits rechtskraftig zuriickgewiesen und somit nicht mehr anhangig bzw. existent

war.

Die hiergegen vorgebrachten Argumente der Anmelderin vermégen nicht durch-
zugreifen, wonach zumindest in dem vorliegenden Fall der Erklarung der Teilung
nach Erlass des Beschwerdebeschlusses innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist

auch das DPMA zustandiger Adressat der Erklarung sei.

So hat sich das Wesen der Teilungserklarung als einer lediglich auf das Ertei-
lungsverfahren in seiner jeweiligen (Tatsachen-)Instanz einwirkenden Verfahrens-
handlung ohne materiell-rechtlichen Erklarungsgehalt in der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (i. W. BGH), der seine frihere Rechtsprechung zum gegen-
standlichen Teilungsbegriff de facto aufgegeben hat, herausgebildet (vgl. BGH,
Beschluss vom 23. September 1997 — X ZB 14/96 — Ziff. ll. 2. b), GRUR 1998, 458
— Textdatenwiedergabe; BGH, Beschluss vom 22. April 1998 — X ZB 19/97,
Ziff. IV. 1, GRUR 1999, 148 — Informationstrager). Nach dieser Rechtsprechung



des BGH entsteht mit Eingang einer wirksamen Teilungserklarung ein weiteres
Teilanmeldungsverfahren, in dem auf den gesamten Offenbarungsgehalt der ur-
sprunglichen Anmeldung zurlckgegriffen werden kann. Eine materiell-rechtliche
Gestaltungswirkung, in dem Sinn, dass bereits mit Abgabe der Erklarung ein be-
stimmter gegenstandlicher Teil aus der Anmeldung abzuteilen sei, kommt der Tei-
lungserklarung hingegen nicht zu. Erst am Ende des Prufungs- bzw. Ertei-
lungsverfahrens, nicht schon bei Abgabe der Teilungserklarung, muss und kann

erst der genaue Inhalt der Trennanmeldung feststehen.

Als Verfahrenshandlung ist die Teilung der Anmeldung nach allgemeinen Grunds-
atzen gegenuber der Instanz zu erklaren, in der die Anmeldung anhangig ist, es
sei denn ein anderer Adressat ist gesetzlich bestimmt (vgl. BPatG, a. a. O. — Leit-
satz Satz 3 und Ziff. Il. 1. b) bb) — Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerat). Eine ge-
setzliche Bestimmung aber, wonach die Teilungserklarung nach § 39 PatG (nur)
an das DPMA zu richten sei, existiert nicht. Allein die Verortung des 8 39 PatG in
dem das Verfahren vor dem Patentamt regelnden ,Dritten Abschnitt* des Patent-
gesetzes vermag eine ausschliel3liche Zustandigkeit des DPMA fur die Entgegen-
nahme von Teilungserklarungen nicht zu begriinden. So ist auch die Rucknahme
der Patentanmeldung, obwohl nicht ausdriicklich, jedenfalls aber aufgrund des
sachlich-rechtlichen Zusammenhangs im ,Dritten Abschnitt“ bei § 34 PatG zu ver-
orten (vgl. Schulte/Moufang, PatG, a. a. O., 8 34 Rdn. 459 ff). Gleichwohl ist die
Erklarung der Ricknahme der Patentanmeldung nach der Rechtsprechung des
BGH gegenuber der Instanz zu erklaren, bei der die Anmeldung anhangig ist (vgl.
BGH, Beschluss vom 19. Juli 2011, X ZB 8/10 — Ziff. Il., GRUR 2011, 1052 — Te-

lefonsystem).

Die Zustandigkeit des BPatG als Adressat der Teilungserklarung besteht auch
noch fort, nachdem die Entscheidung tber die Beschwerde im Erteilungsverfahren
ergangen ist, bis zum Ende der Anhéngigkeit des Erteilungsbeschwerdeverfah-
rens mit Einlegung der Rechtsbeschwerde oder mit Ablauf der Rechtsbeschwer-
defrist.



Weiterhin ist mit der Verkindung des Beschlusses Uber Zuriickweisung der Be-
schwerde nicht die Entscheidungskompetenz des Senats beziglich einer danach
erklarten Teilung entfallen und folglich auch nicht das DPMA fir die sachliche Ent-
scheidung uUber die Teilanmeldung sowie fir die Entgegennahme der Teilungser-
klarung zustandig. Insoweit vermag sich der Senat nicht der Rechtsprechung an-
derer Senate des Gerichts anzuschliel3en, wonach, im Fall einer nach der vollum-
fanglichen Zurtickweisung der Beschwerde gegen die Zurtickweisung der Anmel-
dung — wirksam — erklarten Teilung, dem BPatG die Sachentscheidung uber die
Teilanmeldung verwehrt sei, weil es an einer beschwerdefahigen Entscheidung
des DPMA fehle und das DPMA fiir die sachliche Entscheidung Uber die aus der
Teilung hervorgehende Teilanmeldung zustandig sei (vgl. BPatG, a. a. O. — Leit-
satz 2 und Ziff. B. 3. — Entwicklungsvorrichtung; BPatG, a. a. O. — Leitsatz Satz 1
und Ziff. 1. d) — Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerat).

Nach der Rechtsprechung des BGH ist davon auszugehen, dass eine Anmeldung
infolge der Einlegung der Beschwerde gegen einen die Anmeldung zuriickweisen-
den Beschluss insgesamt in der Beschwerdeinstanz anfallt, einschlief3lich einer
durch Teilungserklarung in der Beschwerdeinstanz daraus abgeteilten Teilanmel-
dung (vgl. BGH, a.a. O. — Ziff. lll. 3. — Textdatenwiedergabe; BGH, a. a. O.
— Ziff. lll. 1. b) — Informationstrager). Hiervon ist auch der Gesetzgeber ausgegan-
gen, wenn in der Begrindung zum Entwurf eines Gemeinschaftspatentgesetzes
vom 7. September 1978 ausgefihrt ist, dass die abgetrennte Teilanmeldung in
dem Verfahrensstadium weiter zu behandeln ist, in dem sich die Stammanmel-
dung vor der Teilung befunden hat (vgl. amtl. Begriindung zum Gemeinschaftspa-
tentgesetz, BIPMZ 1979, 284). Weiterhin bleibt nach der Rechtsprechung des
BGH dem Patentanmelder im Erteilungsverfahren die Moglichkeit der Teilung der
Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist erhalten, unabhéngig davon, ob
Beschwerde eingelegt wird (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Marz 2000
— X ZB 36/98 — Leitsatz und Ziff. 1l. 2. ¢), GRUR 2000, 688 — Graustufenbild). Dies

gilt nach der Rechtsprechung des BPatG, der sich der Senat anschliel3t, gleicher-
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mafen nach Erlass des Beschlusses des BPatG Uber eine Beschwerde des An-
melders im Erteilungsbeschwerdeverfahren bis zum Ablauf der Rechtsbeschwer-
defrist (vgl. BPatG, Beschluss vom 30. Januar 2003 — 6 W (pat) 18/00; BPatG,
a. a. O. — Leitsatz 1 und Ziff. Il. A. 2. ¢) — Entwicklungsvorrichtung; so auch Bus-
se/Keukenschrijver, a. a. O., 8 39 Rdn. 8). Demzufolge ist eine Teilanmeldung, die
durch eine zeitlich nach Erlass des Beschwerdebeschlusses innerhalb der
Rechtsbeschwerdefrist wirksam erklarte Teilung entstanden ist, als in der Be-
schwerdeinstanz beim BPatG angefallen zu beurteilen, Uber die das BPatG nicht
nur hinsichtlich der Wirksamkeit der Teilungserklarung, sondern auch sachlich
noch zu entscheiden hat. Ein zwingender Grund, warum in diesem Fall die Ent-
scheidungszustandigkeit des DPMA in der Sache begrindet sein solle, vermag
der Senat nicht zu erkennen. Das Argument, dass das BPatG mit der Entschei-
dung Uber die Zuriickweisung der Beschwerde seine Entscheidungskompetenz
voll ausgeschopft habe und kein Beschluss mehr da sei, Uber den in der Be-
schwerdeinstanz noch entschieden werden konne (vgl. BPatG, a. a. O. — Ziff. B. 3.
— Entwicklungsvorrichtung), Giberzeugt nicht. Vielmehr stellt sich ein Beschwerde-
beschluss im Lichte einer Teilanmeldung, die nach Erlass der Beschwerdeent-
scheidung aus der mit Einlegung der Beschwerde insgesamt in der Beschwer-
deinstanz angefallenen Anmeldung abgetrennt wurde, als ein Teilbeschluss ana-
log § 301 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG dar, mit dem lediglich Uber die Be-
schwerde beziglich der Stammanmeldung mit den im Beschwerdeverfahren hier-
fur zuletzt beanspruchten Anmeldungsunterlagen (Patentanspriiche, Beschrei-
bung und ggf. Zeichnungen) entschieden worden ist (so BPatG, Beschluss vom
20. Februar 2017 — 19 W(pat) 13/16). Demzufolge steht eine Entscheidung tber
die Beschwerde bezuglich der aus der Stammanmeldung abgeteilten, ebenfalls in
der Beschwerdeinstanz angefallenen Teilanmeldung noch aus, die in die Ent-
scheidungskompetenz des BPatG fallt. Nachdem aufgrund des verfahrensrechtli-
chen Teilungsbegriffs nichts Gegenstandliches aus der (Stamm-)Anmeldung ab-
geteilt wird, verandert sich dadurch im Ubrigen auch nicht nachtraglich die Tatsa-
chengrundlage der bereits getroffenen Teilentscheidung Uber die Stammanmel-
dung. Bleibt aber das BPatG fir eine nachtraglich — nach Erlass des Beschwerde-
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beschlusses beztglich der Stammanmeldung — erklarte Teilung der Anmeldung im
Rahmen der Beschwerde sowohl fir die Entscheidung tber die Wirksamkeit der
Teilungserklarung als auch fir die Entscheidung in der Sache zustandig, kommt

ausschlief3lich das BPatG als Adressat fur die Teilungserklarung in Betracht.

Soweit der BGH in der Entscheidung ,Sammelhefter (a. a. O. — Ziff. Il. 1. c)) of-
fengelassen hat, ob es der Wirksamkeit einer Teilungserklarung entgegensttinde,
wenn sie ausschlie3lich an das Patentamt gerichtet ware und nicht an das Bun-
despatentgericht, demgegentber sie abzugeben war, ist zu berticksichtigen, dass
es sich in dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Fall um die Erklarung der
Teilung eines Patents nach 8 60 PatG a. F. im Einspruchsbeschwerdeverfahren
gehandelt hat. Anders aber als bei der Teilung der Anmeldung nach § 39 PatG im
anhangigen Erteilungsbeschwerdeverfahren hat der BGH fur die durch Teilung
des Patents im Einspruchsbeschwerdeverfahren entstehende Teilanmeldung nicht
die Zustandigkeit des BPatG, sondern die der Prifungsstelle des Patentamts be-
griundet gesehen (vgl. BGH, a. a. O. — Leitsatz und Ziff. lll. 1. b) — Informations-
trager; s. auch Schulte/Kihnen, PatG, 8. Aufl.,, 8 60 a. F. Rdn. 48). Diese Ent-
scheidung lasst daher nicht den Schluss auf die Zustandigkeit des DPMA als Ad-
ressat der Erklarung der Teilung der Anmeldung im anhéngigen Erteilungsbe-

schwerdeverfahren zu.

Schliel3lich vermag der Senat auch keinen Verstol3 gegen das Willktrverbot (Art. 3
Abs. 1 GG) zu erkennen. Die Bejahung der ausschlie3lichen Zusténdigkeit des
BPatG als Adressat fir die Teilungserklarung ist im vorliegenden Fall nicht willkir-
lich, sondern folgt aus den dargelegten Grinden dem in der Rechtsprechung an-
erkannten Grundsatz, dass eine Verfahrenshandlung gegenuber der Instanz vor-

zunehmen ist, in der das Verfahren anhéngig ist.

Nach alledem ist eine wirksame Teilungserklarung nicht abgeben worden.
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2. Des Weiteren war der Antrag vom 12. Januar 2018 auf Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand zur Abgabe der Teilungserklarung zu verwerfen. Der Antrag ist
nicht statthaft, weil es flr die Abgabe der Teilungserklarung nach 8 39 Abs. 1
Satz 1 und 2 PatG an einer dem Patentamt oder dem Patentgericht gegeniber
einzuhaltenden Frist fehlt (8 123 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Eine Frist im Rechtssinn ist ein Zeitraum, dessen Beginn und Ende bestimmt oder
genau bestimmbar ist und innerhalb dem Verfahrenshandlungen vorgenommen
oder Leistungen erbracht werden muissen (vgl. Benkard/Schafers, PatG, a. a. O.,
§ 123 Rdn. 3). Es ist ein abgegrenzter, also ein bestimmter oder jedenfalls be-
stimmbarer Zeitraum zwischen zwei Zeitpunkten, dem Fristbeginn und dem Frist-
ende (vgl. Engels in Busse/Keukenschrijver, a. a. O., 8 123 Rdn. 3). Da das Pa-
tentgesetz keine eigenstandigen allgemeinen Regelungen Uber Fristen enthalt,
gelten fur die Bestimmung des Beginns und des Endes von Fristen gemaf 8§ 99
Abs. 1 PatG i. V.m. § 222 ZPO die Vorschriften der 88 187 und 188 BGB (vgl.
Benkard/Schafers, a. a. O., 8§ 123 Rdn. 4b). Eine solche Frist ist in 8 39 Abs. 1
Satz 1 PatG fur die Teilung der Anmeldung indes nicht vorgesehen. Vielmehr kann
nach dieser Vorschrift die Anmeldung ,jederzeit® geteilt werden (vgl. Bus-
se/Keukenschrijver, a. a. O., 8 39 Rdn. 6). Materiell-rechtliche Bedingung ist ledig-
lich die rechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung, also die rechtliche An-
hangigkeit der Anmeldung (vgl. BGH, a. a. O. — Ziff. ll. 2. a) — Graustufenbild,;
Benkard/Schéfers, a. a. O., 8 39 Rdn. 13).

Der Auffassung der Anmelderin, der Zeitraum der Anhéangigkeit der Anmeldung
stelle eine inharente Frist im Rechtssinn von 8 123 Abs. 1 Satz 1 PatG dar, kann
nicht gefolgt werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 6. April 2006 — 10 W (pat) 59/05;
BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 — 18 W (pat) 67/14). Zwar ist der Beginn
der Anhangigkeit der Anmeldung mit dem Tag ihrer Anmeldung eindeutig be-
stimmt. Ein konkreter Zeitpunkt fir das Ende der Anhéngigkeit der Anmeldung und
damit fir das Ende des Zeitraums ist nicht von vornherein bestimmt und lasst sich

auch nicht bestimmen, insbesondere nicht nach der fur die Bestimmung des En-
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des einer Frist geltenden Vorschrift des 8§ 188 BGB. Vielmehr kann die Anhangig-
keit der Anmeldung zu verschiedenen Zeitpunkten enden, die wiederum von un-
terschiedlichen, im Zeitpunkt der Anmeldung nicht absehbaren ungewissen Fakto-
ren abhangen, so von der rechtskraftigen Erledigung der Anmeldung durch Un-
anfechtbarkeit der Entscheidung tber die Erteilung des Patents oder die Zuriick-
weisung der Anmeldung, von nicht fristgerecht vorgenommenen Handlungen oder
Zahlungen, welche die Fiktion der Ricknahme der Anmeldung auslésen, wie die
nicht fristgerechte Stellung des Prifungsantrags (8 58 Abs. 3 i. V. m. § 44 Abs. 2
Satz 1 PatG), die nicht fristgerechte Zahlung der Prifungsantragsgebihr (8 6
Abs. 2 PatKostG i V. m. § 44 Abs. 2 Satz 2 und 3 PatG), der Anmeldegebuhr (8§ 6
Abs. 2 und Abs. 1 Satz 2 PatKostG) oder der jeweils féalligen Jahresgebihren
(8 58 Abs. 3 PatG i. V. m. 8 7 Abs. 1 PatKostG) sowie der Riicknahme der Anmel-
dung durch den Anmelder. Ein solch unbestimmter Zeitraum aber stellt keinesfalls
eine Frist im allgemeinen Rechtssinn und auch nicht im Sinn der § 123 Abs.1
Satz 1 PatG dar. Da mithin schon keine Frist fur die Erklarung der Teilung exis-
tiert, die versaumt sein koénnte, kann dahinstehen, ob die Vorschrift des § 123
Abs. 1 Satz 1 PatG erfordert, dass die Versaumung der Frist nach gesetzlicher
Vorschrift einen ,unmittelbaren® Rechtsnachteil zur Folge hat, oder ob auch ein

nur ,mittelbar” daraus resultierender Rechtsnachteil gentgt.

Nicht weiterfihrend ist schlieBlich der Hinweis der Anmelderin auf das verfas-
sungsgemafe Grundrecht auf Gewadhrung wirkungsvollen Rechtsschutz (Art. 2
Abs. 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip). Das Grundrecht garantiert neben der
Garantie des Rechtswegs auch die Effektivitat des Rechtsschutzes. Daraus resul-
tierend darf zwar der Zugang zu den Gerichten nicht in unzumutbarer, durch
Sachgriinde nicht mehr zu rechtfertigender Weise eingeschrankt werden und dir-
fen demzufolge gesetzliche, die Wiedereinsetzung regelnde Vorschriften sowie
ihre Anwendung und Auslegung die Anforderungen zur Erlangung der Wiederein-
setzung nicht Uberspannen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom
25. November 1994 — 2 BvR 852/93, Ziff. lll. B. I. 1. und 2., NJW 1995, 711). Dar-

aus kann aber nicht das Recht abgeleitet werden, die Vorschriften tber die Wie-
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dereinsetzung erweiternd auf Fallgestaltungen anzuwenden, fir die das Gesetz
die Mdglichkeit der Wiedereinsetzung nicht vorsieht. Im Ubrigen wird Anmeldern
der Zugang zu einer Entscheidung Uber die Teilung der Anmeldung durch den
Ausschluss der Wiedereinsetzung zur Abgabe der Teilungserklarung nicht in un-
gerechtfertigter Weise eingeschréankt. Soweit der Verlust der Anmeldung und da-
mit der Verlust der Moglichkeit der Teilung der Anmeldung — mittelbar — infolge der
Versaumung von Fristen im Rechtssinn eintritt, vorliegend der Frist zur Einlegung
der Rechtsbeschwerde, besteht nach dem Gesetz stets die Moglichkeit der Wie-
dereinsetzung in eben diese Fristen, vorliegend gemal § 233 ZPO i. V. m. § 106
Abs. 1 Satz 1 PatG die Wiedereinsetzung in die Rechtsbeschwerdefrist des § 102
Abs.1 PatG. Wiedereinsetzung in die Rechtsbeschwerdefrist hat die Anmelderin
jedoch nicht beantragt. Entsprechendes gilt gemald § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG fur
die dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenuber einzuhaltenden Fristen, wie
der Prifungsantragsfrist und Prufungsantragszahlungsfrist, der Fristen zur Zah-
lung der Anmeldegebihr und der Jahresgebihren sowie der Frist zur Einlegung

der Beschwerde und der Zahlung der Beschwerdegebihr im Erteilungsverfahren.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe der Erklarung
der Teilung der Anmeldung 103 49 662.9 ist aus den dargelegten Griinden nicht

statthaft und war daher zu verwerfen.

3. Gegen den Beschluss des Senats, der im Rahmen der Beschwerde der
Anmelderin gegen den die Anmeldung 103 49 662.9 zuriickweisenden Beschluss
der Prifungsstelle vom 28. November 2013 ergangen ist, war die Rechtsbe-
schwerde gemald § 100 Abs. 1 PatG zuzulassen. Der Senat erachtet es als eine
Frage von grundsatzlicher Bedeutung (8 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG), ob die Erklarung
der Teilung der Anmeldung nach 8§ 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG wahrend der An-
hangigkeit der Anmeldung in der Beschwerdeinstanz beim BPatG, insbesondere
nach Erlass des Beschwerdebeschlusses, wirksam auch gegeniiber dem DPMA
abgeben werden kann. Diese Frage ist hdchstrichterlich noch nicht entschieden

(offengelassen von BGH, a. a. O. — Ziff. Il. 1. ¢) — Sammelhefter). Falls diese Fra-
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ge verneint werden sollte, ware weiterhin eine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung, ob § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG eine inharente Frist zur Erklarung der Tei-
lung der Anmeldung im Sinn des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG enthalt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das vom Senat
zugelassene Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu (8§ 100
Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (8§ 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizier-
ten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Ubertragung in
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (8§ 125a Abs. 3
Nr.1 PatGi.V.m. 81, 82 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespa-
tentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektronische Poststelle ist Gber die auf der Internet-
seite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kom-
munikationswege erreichbar (8§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch
die Einzelheiten zu den  Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (8 3
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten des Rechtsbeschwerdefiihrers eingelegt werden (8 102
Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt Kirschneck Arnoldi Dr. Haupt
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